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Economisch recht en 
intellectuele eigendom
Dr.mr. M.S.C. Bakker, mw.mr. S.C. van Loon
WETGEVING
Doordat Luxemburg op 9 december 2003 het
Protocol houdende wijziging van de Eenvormige
Beneluxwet op de merken van 11 december 2001
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(zie Tractatenblad 2002, 37 voor de tekst, die ove-
rigens ook is opgenomen in de Vermande
Wettenpocket Intellectuele Eigendom 2002/2003, p.
380 e.v.) heeft bekrachtigd (Trb. 2003, 184), is op
1 januari 2004 de Benelux Merkenwet op een
aantal belangrijke punten gewijzigd. Enkele
belangrijke veranderingen die sinds 1 januari gel-
den, zijn: de datum waarop de merkhouder
beschikt over een in te roepen merkrecht (art. 12
A BMW) was de datum van depot, is de datum
van inschrijving van het depot; het vereiste van
gebruik ‘in het economisch verkeer’ is verdwenen
uit artikel 13A, lid 1 sub d. Voorts kent het
Benelux Merkenrecht nu ook een oppositieproce-
dure – het Benelux-Merkenbureau behandelt
inmiddels op zijn website (www.bmb-bbm.org) de
meest voorkomende, of te verwachten, praktijk-
vragen en levert de voor die procedure vereiste
documenten digitaal aan.
De in het Protocol beschreven wettelijke rege-
ling van het beroep van merkengemachtigde (art.
II Protocol) is nog niet in werking getreden.
Een overzicht van de consequenties van de
invoering van de oppositieprocedure en van de
afstemming van de BMW-tekst op de tekst van de
Merkenrichtlijn is te vinden bij L.D. Bruining,
‘Approche maximale: verwarring en oppositie nu
ook in de BMW’, IER 2004, nr. 4, p. 20-24.
RECHTSPRAAK
IMS Health
Sinds het arrest Magill (HvJEG 6 april 1995, NJ
1995, 492) is de houder van een intellectueel
eigendomsrecht zich bewust van het feit dat het
uitoefenen van zijn recht misbruik van machtspo-
sitie op kan leveren onder het (communautair)
mededingingsrecht. Wanneer er nu precies sprake
is van bedoeld misbruik was echter, ook na Magill,
nog onduidelijk. Reikhalzend werd dan ook uit-
gezien naar het oordeel van het Hof van Justitie
inzake IMS Health, een casus waarbij, net als in
het geval Magill, de vraag centraal stond of een
licentieweigering aan te merken viel als misbruik
van machtspositie (HvJEG 29 april 2004, zaak nr.
C-418/01, www.curia.eu.int).
Onderwerp van geschil was een door het
auteursrecht beschermde databank, de zogenaam-
de ‘1860 brick structure’. Op basis van dit systeem
werd het land waar het geschil speelde, Duitsland,
verdeeld in een aantal (1860) bouwstenen, die elk
een bepaald geografisch gebied vertegenwoordi-
gen en die zijn vastgesteld op grond van een aan-
tal criteria zoals postcodegebied, bevolkingsdicht-
heid en spreiding van artsen en apotheken. IMS
Health gebruikt het systeem namelijk om ver-
koopgegevens van geneesmiddelen te verwerken
en zodoende haar cliënten, farmaceutische bedrij-
ven, te kunnen voorzien van zeer gedetailleerde
verkoopinformatie. NDC Health, een concurrent
van IMS, wilde ook deze brick structure gaan
gebruiken omdat er zo veel afnemers ingesteld zijn
op de 1860 structuur, dat deze een industriële
norm is geworden en het derhalve ondoenlijk is
zelf een nieuw systeem op te zetten. Nadat NDC,
ondanks een licentieweigering door IMS, de
structuur toch in gebruik nam, ontstond een
geschil over auteursrechtinbreuk enerzijds en mis-
bruik van machtspositie anderzijds. 
Het HvJEG diende naar aanleiding van het tus-
sen IMS en NDC gerezen geschil een aantal pre-
judiciële vragen te beantwoorden over de toepas-
sing van artikel 82 EG (verbod op misbruik van
machtspositie) in relatie tot de licentieweigering
door IMS. Twee aspecten zijn hierbij met name
van belang: de omstandigheden die mee moeten
wegen bij het beoordelen van de vraag in hoever-
re een licentie voor de brick structure essentieel is
voor NDC om te kunnen functioneren op de rele-
vante markt, en de vraag of IMS, door haar
auteursrecht op de structuur te gebruiken om
NDC uit te sluiten van de markt waarop zij zelf
actief is, misbruik van machtspositie maakt.
Het Hof verwijst bij de beantwoording onder
meer naar het arrest Oscar Bronner (HvJEG 26
november 1998, NJ 1999, 523). Daarin werd
bepaald dat van cruciaal belang is voor het aanne-
men van misbruik van machtspositie of de gewei-
gerde dienst onontbeerlijk is om te kunnen functi-
oneren op de markt (curs. SvL). Teneinde deze
onontbeerlijkheid al dan niet vast te kunnen stel-
len, dient onder meer te worden nagegaan of er
economische hindernissen zijn die het iedere
onderneming die op de markt actief wil zijn, onre-
delijk moeilijk of zelfs onmogelijk maken een ver-
gelijkbaar product of een vergelijkbare dienst aan
te bieden (Bronner, r.o. 44). Het Hof is inzake
IMS van mening dat het feit dat de afhankelijk-
heid van de afnemers van de brick structure in
hoge mate kan bijdragen aan het bestaan van een
economische hindernis, die het voor concurrenten
onredelijk moeilijk maakt een alternatief voor de
brick structure op de markt te brengen (r.o. 29).
Derhalve concludeert het, dat het gegeven dat de
gebruikers van de brick structure zelf hebben bij-
gedragen aan de ontwikkeling daarvan alsmede
het feit dat de structuur verworden is tot indus-
triële norm, omstandigheden zijn die moeten
worden meegewogen bij de vraag of toegang tot
de brick structure voor NDC onontbeerlijk is om
te kunnen functioneren op de markt. Of de struc-
tuur daadwerkelijk onontbeerlijk is, dient de ver-
wijzende rechter zelf te beoordelen. 
Aangaande de vraag of IMS zich door haar
licentieweigering schuldig maakt aan misbruik
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van machtspositie, stelt het Hof, in navolging van
het reeds genoemde Magill-arrest, dat een derge-
lijke weigering enkel en alleen misbruik op kan
leveren, ‘indien de onderneming die om de licen-
tie heeft verzocht niet voornemens is zich in
wezen te beperken tot het aanbieden van produc-
ten of diensten die de houder van het intellectueel
eigendomsrecht reeds op de afgeleide markt aan-
biedt, maar de bedoeling heeft nieuwe producten
of diensten aan te bieden die de houder niet aan-
biedt en waarvoor een potentiële vraag van de
consumenten bestaat’ (r.o. 49). Oftewel: er kan
alleen een verplichte licentie opgelegd worden
indien de onderneming die om een licentie vraagt
van plan is om een heel ander soort product of
dienst op de markt te gaan brengen dan dat de
andere partij reeds verkoopt. Bovendien moet het
hierbij gaan om een product of dienst waaraan de
consument behoefte heeft. Hiermee is het zoge-
naamde ‘nieuw product’-vereiste uit Magill weer
helemaal terug, nadat even leek – althans in het
Nederlandse mededingingsrecht – alsof dit ver-
eiste naar de achtergrond was verdwenen (zie
onder meer D-G NMa 3 oktober 2001,
Mediaforum 2002-2, nr. 7). 
Wat betreft de marktafbakening concludeert
het HvJEG in overeenstemming met de conclusie
van A-G Tizzano dat het mogelijk is om een
potentiële of hypothetische markt aan te wijzen
(r.o. 44). Dit is van belang omdat juist op dit punt
de omstandigheden in de zaak IMS verschilden
van die in Magill: daar wenste men toegang tot de
afgeleide markt, in casu wilde NDC de licentie
aanwenden op dezelfde markt als IMS zelf. Het
onderscheid tussen verschillende markten is rele-
vant, omdat doorgaans wordt aangenomen dat de
houder van een intellectueel eigendomsrecht op
grond van zijn exclusieve recht de mededinging
op de markt waarin hij zelf actief is in hoge mate
kan beperken, doch dat dit anders ligt indien hij
door het gebruik van zijn recht de mededinging
op een aanverwante of afgeleide markt geheel uit-
sluit. Het onderscheiden van een potentiële of
hypothetische markt in casu zorgt ervoor dat
bovengenoemde rechtspraak onverkort kan wor-
den toegepast.
Het HvJEG lijkt aldus in deze uitspraak de in
eerdere jurisprudentie uitgezette lijn te volgen.
Hoewel de vraag wat nu precies een nieuw pro-
duct is nog steeds niet beantwoord is, geeft het
arrest desondanks enig houvast als het gaat om het
invullen van de uitzonderlijke omstandigheden
waarin het weigeren van een licentie misbruik van
machtspositie oplevert. 
Dit arrest heeft inmiddels ook elders ruime aan-
dacht gekregen: A. Kamperman Sanders,
‘Intellectueel eigendom en HvJEG IMS
Health/NDC Health: de dwanglicentie in
opmars’, AMI 2004, p. 124-132.
HR 6 februari 2004, Jelles/Zwolle
Is sloop van een auteursrechtelijk beschermd
gebouw een ‘aantasting’ als bedoeld in artikel 25,
lid 1, sub d, Aw? Architect Jelles heeft tot aan de
Hoge Raad doorgeprocedeerd om duidelijkheid te
krijgen, omdat de gemeente Zwolle het door hem
ontworpen Wavin-gebouw tegen zijn zin wilde
slopen. De HR, op basis van een zeer breed opge-
zette conclusie van A-G Verkade, besluit dat geen
sprake is van de bedoelde aantasting. Dit arrest,
dat in de architectenwereld met spanning is afge-
wacht, is ook opgenomen en geannoteerd in AMI
2004, nr. 12, p. 140-152, m.nt. J.M.B. Seignette,
en in IER 2004, nr. 19, p. 102-119, m.nt. FWG.
HvJEG, 24 juni 2004, zaak C-49/02, Heidelberger
Bauchemie
In deze zaak, waarvan het feitencomplex en de
conclusie van A-G Léger in het vorige AA-Katern
is behandeld, wordt aan de inschrijving van kleur-
combinaties als merk een nieuwe en aanvullende
voorwaarde gesteld: de inschrijving dient een ‘sys-
tematische schikking’ te bevatten. Daarmee lijkt
het Hof te willen voorkomen dat de houder van
een kleur-combinatiemerk zijn recht kan doen
gelden op alle varianten die met die twee of meer
kleuren denkbaar zijn.
De Utrechtse voorzieningrechter zou, als de
zaak over Red Bull-kleurmerken blauw/zilver en
metallic blauw/metallic grijs (Vzngr Rb Utrecht,
23 oktober 2003, IER 2004, nr. 44), nu aan hem
zou worden voorgelegd, vermoedelijk tot een
(gedeeltelijk) ander eindoordeel moeten komen.
In elk geval lijken die twee ingeschreven merken
niet te voldoen aan de eis van ‘systematische schik-
king’ als bedoeld in Heidelberger Bauchemie.
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